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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Das europaische Patent EP 2 692 959 Bl ("das Patent")
betrifft ein Folienband zum Abdichten von Fugen

zwischen zusammengefiigten Bauelementen im Hausbau.

Gegen das erteilte Patent wurden sechs Einspriiche
eingelegt.

Als Einspruchsgriinde wurden unzuldssige Erweiterung des
Gegenstands der Anmeldung (Artikel 100 c) EPU),
unzureichende Offenbarung (Artikel 100 b) EPU) sowie
mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit

(Artikel 100 a) EPU) geltend gemacht.

Im Rahmen des Einspruchsverfahrens nahmen die
Einsprechende I (ASTORplast Klebetechnik SE)
Einsprechende II (Bosig GmbH) und
Einsprechende V (SwissChem AG)

jeweills ihren Einspruch zurilck.

Die Einspruchsabteilung entschied, die Einspriiche

zurickzuweisen.

Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende VI
(Biologische Insel Lothar Moll GmbH & Co. KG, im

Folgenden: die Beschwerdefiihrerin) Beschwerde ein.



-2 - T 1292/19

Stand der Technik

a) Die folgenden Dokumente des Einspruchsverfahrens

sind fir das Beschwerdeverfahren wesentlich:

E3:

E3-1:

E3-21:

E3-22:

E3-3:

E3-4:

E4:
E5:
E6:
E8:
E9:

E15:
E22:
E27:
E47:

Anlagenkonvolut zur Vorbenutzung 603 Alfa
Fultra-2

Technisches Datenblatt "Klebebander
Dichtstoffe Alfa®direkt", Stand: 04-2012

(1 Seite)

Lieferschein 505031 tlber die Lieferung der
Firma Bosig GmbH an die Firma Alfa GmbH vom
14. Juni 2012 (3 Seiten)

Lieferschein 505459 lber die Lieferung der
Firma BOSIG GmbH an die Firma Alfa GmbH vom
21. Juni 2012 (3 Seiten)

Aktuelles Foto des zu einer Rolle gewickelten
Alfa-Dichtbands sowie eine Skizze zum
prinzipiellen Aufbau des Dichtbands (1 Seite)
eidesstattliche Versicherung von Herrn Jirgen
Bergmann (Vertriebsmitarbeiter der Firma Bosig
GmbH) wvom 30. August 2016 (1 Seite)

WO 2009/127819 Al

DE 102 39 985 B4

EP 1 507 950 Bl

DE 20 2008 002 895 Ul

Screenshot der Webseite www.alfa-direkt.de zu
603 Alfa Fultra-2 vom 21. Juli 2016

DE 102 55 600 Al

DE 102 55 598 B4

DE 100 31 213 B4

WO 2005/012681 Al
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b) In ihrer Erwiderung auf die Beschwerde verweist die

Beschwerdegegnerin zudem auf folgende Anlagen:

MB 1: Merkmalsgliederung des Anspruchs 1

MB 2: Ausdruck der Webseite
"http://www.schadstoffberatung.de/kleber.htm"

MB 3: Ausdruck der Webseite
"https://mem.de/ratgeber/kleben-und-montieren"

Wortlaut der Anspriche

In Anlehnung an den Vortrag der Verfahrensbeteiligten
wird im Folgenden auf die Merkmalsgliederung des
Anspruchs 1 wie erteilt gemal Punkt 16 der

angefochtenen Entscheidung Bezug genommen:

M1: Folienband (10) zum Abdichten wvon Fugen
zwischen zusammengefiigten Bauelementen im
Hausbau, insbesondere zwischen einem
Mauerwerk (8) und einem Fenster- oder
Tirrahmen (9),

M2 : umfassend eine durch eine nicht perforierte

Folie gebildete Funktionsmembran (1),

M3: die auf ihrer Unterseite eine vollflachig
aufgebrachte Selbstklebeschicht (2),
M4 . welche mit einer abziehbaren Deckfolie (3)

versehen ist, aufweist,

M5: wobei die Funktionsmembran (1) an dem ersten
Bauelement, insbesondere am Fenster- oder
Tirrahmen (9), Uber einen ersten in
Langsrichtung verlaufenden Klebebereich der
Selbstklebeschicht (2) und an dem zweiten
Bauelement, insbesondere am Mauerwerk (8), Uber
einen zweiten in Langsrichtung verlaufenden
Klebebereich der Selbstklebeschicht (2)

anschlieRbar bzw. anklebbar ist,
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M6 : wobei auf der Oberseite der Funktionsmembran (1)
eine Vliesschicht (4) aufgebracht ist und

M7 die Funktionsmembran (1) gebildet ist durch eine
feuchtevariable Polymerfolie, deren
Wasserdampfdiffusionskoeffizient sich in
Abhangigkeit umgebenden Luftfeuchtigkeit &andert,

M8 : wobel das Folienband (10) positiv dehnbar ist,
derart, dass das Folienband (10) in Querrichtung
mit weniger Kraftaufwand sowie mehr bzw. weiter

dehnbar ist als in Langsrichtung.

Der Wortlaut von Anspruch 1 der weiteren Hilfsantrage 1

bis 10 ist fir diese Entscheidung unerheblich.

In der als Anlage zur Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefliigten Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK 2020
teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorlaufige
Einschatzung des der Beschwerde zugrundeliegenden
Sachverhalts mit. Insbesondere wies sie unter anderem
darauf hin, dass

a) sie die Auffassung der Einspruchsabteilung in Bezug
auf die Beurteilung der Einspruchsgrinde gemal
Artikel 100 b) und c) EPU sowie in Bezug auf die
Angriffslinien zur erfinderischen Tatigkeit
ausgehend E8 und E17 teile,

b) der Begrindung der angefochtenen Entscheidung keine
fehlerhafte Ermessensausubung der
Einspruchsabteilung in Bezug auf die Evaluierung
der offenkundigen Vorbenutzung gemal dem
Anlagenkonvolut E3 und E9 zu Grunde liege,

c) die offenkundige Vorbenutzung durch das
Anlagenkonvolut E3 und E9 nicht bewiesen sei und

d) sie nicht beabsichtige, die weiteren Angriffslinien
zur erfinderischen Tatigkeit ausgehend von E6 und

E27 zu berlicksichtigen.
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VIII. Eine miindliche Verhandlung fand am 16. Marz 2023, wie
angekindigt in Abwesenheit der
Einsprechenden III (Benedikt Neuburger) und
Einsprechenden IV (Kontex Bausysteme GmbH & Co. KG
GmbH) als weitere Verfahrensbeteiligte, gemal Artikel
15(3) VOBK 2020 und Regel 115(2) EPU statt.

IX. Antrage

Am Schluss der miindlichen Verhandlung bestand folgende
Antragslage:

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,
die Beschwerde zurickzuweisen, hilfsweise das Patent
in gednderter Fassung auf Grundlage eines der

Hilfsantrage 1 bis 10, allesamt eingereicht mit der

Beschwerdebegrindung, aufrecht zu erhalten.

X. Das schriftsatzliche und miindliche Vorbringen der

Beschwerdefiithrerin lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Anderungen

Das Merkmal "mit weniger Kraftaufwand" sei im
urspringlichen Anspruch 7 als Alternative zum Merkmal
"mehr bzw. weiter dehnbar" offenbart. Die Anderung in
Anspruch 1 wie erteilt gehe iber diese urspringliche
Lehre hinaus, denn gemaBl dem geadanderten Wortlaut sei
die Kombination der beiden Merkmale erforderlich ("mit

weniger Kraftaufwand sowie mehr bzw. weiter dehnbar").
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b) Ausfihrbarkeit

Eine gem&R Anspruch 1 zwingend erforderliche Deckfolie
sei per se nicht dehnbar, vgl. Absatz [0050] des
Patents ("Abdeckpapiere ..."). Die beanspruchte
Dehnbarkeit sei vielmehr eine Eigenschaft des Vlieses,
was im Sinne der Rechtssicherheit klargestellt werden
misse. So seil es flr den Fachmann nicht mdéglich, ein
Folienband mit den Merkmalen des Anspruchs 1
bereitzustellen, das in Querrichtung mit weniger
Kraftaufwand sowie mehr bzw. weiter dehnbar sei als in

Langsrichtung.

c) Erfinderische Tatigkeit - ausgehend von ES8

Ausgehend von E8 unterscheide sich der Gegenstand von
Anspruch 1 durch die Merkmale M3 ("vollflachiger
Klebstoffauftrag") und M7 ("feuchtevariable Membran").
Zwischen den beiden Unterscheidungsmerkmalen gebe es
keine Wechselwirkung, die einen Synergieeffekt

hervorbringen koénne.

Die aus dem Merkmal M3 ableitbare Teilaufgabe konne
darin gesehen werden, ein Dichtband bereitzustellen,
das eine feste und groBfladchige Klebung ermdgliche. Die
in Anspruch 1 vorgeschlagene Losung fir diese

Teilaufgabe sei naheliegend.

SchlieBRlich offenbare E15, dass diffusionsoffene
Acrylat-Dispersionskleber und dampfundurchlassige
Polyurethankleber fiir Folienbander gleichermaBen
Einsatz fanden. Zudem vermittle E4 dem Fachmann, dass
diffusionsoffene Acrylat-Dispersionskleber vorteilhaft
als vollflachige Klebeschicht eingesetzt werden
konnten, um eine maximal groRe Klebefldche zu

gewadhrleisten.
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Die Anwendung der fiir den Fachmann bekannten
Eigenschaften bekannter Klebstoffe und deren
AuftragsgroRe kdnne keine erfinderische Tatigkeit

begrinden.

Die aus dem Merkmal M7 ableitbare Teilaufgabe konne
darin gesehen werden, ein Dichtband bereitzustellen,
das gleichermaBen flir eine Innen- und AuBenabdichtung

geeignet sei.

Auch die in Anspruch 1 vorgeschlagene Losung fir diese

Teilaufgabe sei naheliegend.

Denn aus E5 sei dem Fachmann bekannt, welche Vorteile
feuchtevariable Folien (Membrane) gegeniilber nicht
feuchtevariablen Folien hatten. Insbesondere zeige E5,
dass der variable sg-Wert feuchtevariabler Membranen
eine Wasserdampfdiffusion in beide
Diffusionsrichtungen, und dabei eine hohe Diffusion bei
feuchter Umgebung und eine niedrige Diffusion bei

trockener Umgebung, ermdgliche.

Fir den Fachmann liege es auf der Hand, die in Eb5
beschriebenen feuchtevariablen Membranen wegen diesen
Vorteilen in einem Dichtband von E8 einzusetzen, um ein

Dichtband fir den Innen- und AuBeneinsatz zu erhalten.

E5 offenbare zwar nichts in Bezug auf die Elastizitéat
der gemal E5 einzusetzenden feuchtevariablen Membran
aus Ionomerpolymer. Allerdings sei eine bestimmte
Elastizitat gemalR Anspruch 1 des Patents auch nicht
erforderlich. Vielmehr reiche es gemaB Anspruch 1 aus,
wenn das Folienband in Querrichtung eine geringe
Elastizitat aufweise, wahrend es in Langsrichtung

Uberhaupt nicht dehnbar sein miisse. Ohnehin weise Jjede
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dinne Polymerfolie in einer fir eine Membran iUblichen
Dicke eine gewisse Elastizitat auf, wie sie nach

Anspruch 1 erforderlich sei.

d) Erfinderische Tatigkeit - ausgehend von E17

E1l7 offenbare ein Fugendichtband, von dem sich der
Gegenstand von Anspruch 1 nur durch das Merkmal M8

unterscheide.

Mit der Aufgabe, das Band von El17 besser an thermische
Bewegungen zwischen Mauer und Fensterrahmen anzupassen,
wlirde der Fachmann E6 in Betracht ziehen. E6 schlage
eine naheliegende Losung fir diese Aufgabe vor, namlich
das Dichtband so auszugestalten, dass dieses eine
unterschiedliche Dehnbarkeit in Langs- und Querrichtung

aufweise.

e) Bericksichtigung der offenkundigen Vorbenutzung

"Alfa" durch die Einspruchsabteilung

Die Patentinhaberin habe nicht in Reaktion auf die
Mitteilung nach Regel 79 (1) EPU vom 14.02.2019
innerhalb der darin gesetzten Frist von vier Monaten zu
den Einsprichen Stellung genommen. Die
Einspruchsabteilung hatte die verspatete Stellungnahme

unberiicksichtigt lassen miissen.

Die Ubrigen finf Einsprechenden hatten erst kurz vor
der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ihren
Einspruch zurickgenommen bzw. ihre Nichtteilnahme an
der Verhandlung mitgeteilt. Als alleinig an der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
teilnehmende Einsprechende sei es der
Beschwerdefihrerin nicht zumutbar gewesen, alle von den

weiteren Einsprechenden urspringlich erhobenen Einwande
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unter Berlicksichtigung der Vielzahl von
Entgegenhaltungen aufzuarbeiten und aufzugreifen. Dies
schlieBle den urspringlich von der Einsprechenden I
erhobenen Einwand in Bezug auf die offenkundige

Vorbenutzung "Alfa" mit ein.

Vielmehr hédtte die Einspruchsabteilung selbst nach
Ricknahme des Einspruchs der Einsprechenden I im Rahmen
des Amtsermittlungsgrundsatzes unter Anwendung ihres
Ermessens den Einwand zur erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von der offenkundigen Vorbenutzung "Alfa"
weiterverfolgen missen. Es liege daher eine fehlerhafte

Ermessensausiibung seitens der Einspruchsabteilung vor.

Weiterhin sei die angegriffene Entscheidung deswegen
fehlerhaft, da sich die angegriffene Entscheidung nicht
mit der Beweisfrage zur offenkundigen Vorbenutzung

auseinandersetze.

Zudem sei die Beurteilung der Einspruchsabteilung auch
in der Sache unrichtig, da die im Einspruchsverfahren
eingereichte Dokumentation zur Vorbenutzung "Alfa" klar
beweise, dass eine Vorbenutzung eines Dichtbands gemalb
Anspruch 1 vor dem Anmeldetag des Patents stattgefunden
habe.

f) Zulassung des Einwands zur erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von der offenkundige Vorbenutzung
"Alfa" (E9 und Anlagenkonvolut E3) im

Beschwerdeverfahren

Wie bereits ausgefihrt, sei es der Beschwerdefiihrerin
nicht zumutbar gewesen, alle von den weiteren
Einsprechenden urspringlich erhobenen Einwdande unter
Beriicksichtigung der Vielzahl von Entgegenhaltungen

aufzuarbeiten und wahrend der mindlichen Verhandlung
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vor der Einspruchsabteilung aufzugreifen. Dies schliefe
den urspringlich von der Einsprechenden I erhobenen
Einwand in Bezug auf die offenkundige Vorbenutzung
"Alfa"™ mit ein. Dieser solle daher nun im

Beschwerdeverfahren beriicksichtigt werden.

g) Zulassung des Einwands zur erfinderischen Tatigkeit

ausgehend von E6

Der Einwand zur erfinderischen Tatigkeit ausgehend wvon
E6 sei aus dengleichen Griinden zu beriicksichtigen, die
bereits in Bezug auf den Einwand ausgehend von E3

dargelegt worden seien.

E6 offenbare ebenfalls ein Dichtband zum Abdichten wvon

Fugen zwischen Bauelementen im Hausbau.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Patents unterscheide
sich von E6 durch die Merkmale M3 (vollflachige
Klebeschicht auf der Membran) und M7 (feuchtevariable
Membran) .

Der vollflachige Klebstoffauftrag stehe in keiner
technischen Wechselwirkung zu dem Auftrag auf die
Membran. Der Klebstoffauftrag auf die Membran leiste

auch keinen Beitrag zu der Erfindung.

Fir die lUbrigen Unterscheidungsmerkmale gelte Jjeweils

die in Bezug auf E8 vorgebrachte Argumentation.

Ausgehend von E6 unter Berilicksichtigung von E4 und E5
sei der Gegenstand von Anspruch 1 daher ebenfalls

naheliegend.



XT.
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h) Zulassung des Einwands zur erfinderischen Tatigkeit

ausgehend von E27

Wie in Bezug auf E3 und E6 argumentiert, ladgen aufgrund
des Wegfalls von finf weiteren einsprechenden Parteien
kurz vor der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung betreffend die Wahrung des
rechtlichen Gehors auBergewdhnliche Umstande vor, die
eine Berlicksichtigung des weiteren Einwands zur
erfinderischen Tatigkeit ausgehend von E27
rechtfertigten. Zudem sei der Einwand auch prima facie
relevant und adressiere insbesondere den Gegenstand von

Hilfsantrag 6.

Das entsprechende Vorbringen der Beschwerdegegnerin

lasst sich folgendermaBen zusammenfassen:

a) Anderungen

Die Anderung in Anspruch 1 wie erteilt beruhe auf

Anspruch 7 wie urspringlich eingereicht.

b) Ausfihrbarkeit

GemaR Artikel 83 EPU sei es erforderlich, dass das
gesamte Patent (also insbesondere auch die Beschreibung
und die Figuren) dem Fachmann ausreichend Informationen
gebe, um die in Anspruch 1 definierte Erfindung
nachzuarbeiten. Aus der Beschreibung des Patents folge
zweifelsfrei, dass sich die in Anspruch 1 angegebene
Dehnbarkeit auf den eingebauten Zustand - also ohne die
Deckfolie - beziehe, denn nur dort sei die Dehnbarkeit
von Relevanz.

Zudem konnten auch Deckfolien dehnbar ausgestaltet
sein. Selbst wenn dem nicht so sei, habe die

Beschwerdefihrerin nicht belegt, warum fir den Fachmann
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keine Moglichkeit bestinde, die Erfindung im Lichte der

Beschreibung des Patents nachzuarbeiten.

c) Erfinderische Tatigkeit - ausgehend wvon ES8

E8 stelle den nachstliegenden Stand der Technik dar und
offenbare ein Dichtungsband mit einer Membran aus einer
diffusionsoffenen Kunststofffolie und Streifen aus
Butyl-Kautschuk-Kleber.

Ausgehend von E8 unterscheide sich der Gegenstand wvon
Anspruch 1 durch die Merkmale M3 ("vollfladchiger
Klebstoffauftrag") und M7 ("feuchtevariable Membran").

Die Kombination dieser Merkmale werde in E8 nicht
nahegelegt, selbst wenn man eine unabhangige
Teilaufgabe fir die Merkmale M3 und M7 verwende, was
angesichts der in Absatz [0009] des Patents
formulierten gemeinsamen Aufgabe ohnehin nicht

angebracht sei.

E15 belege, dass Butyl-Kautschuk-Kleber
dampfundurchlassig sei. Ein vollflachiger Auftrag eines
dampfundurchlassigen Klebers sei in E8 allerdings nicht
angebracht, da dies der gewiinschten diffusionsoffenen

Eigenschaft der Kunststofffolie entgegenstehe.

E4 vermittle dem Fachmann zwar, dass Acrylat-
Dispersionskleber vollfladchig eingesetzt werden
kénnten. Allerdings harte eine Acrylat-
Dispersionskleber sehr schnell aus. Eine ausgehdrtete
Kleberschicht koénne sich aber negativ auf die
Dehnbarkeit des Dichtbandes auswirken. Der Einsatz
eines Acrylat-Klebers sei in einem Dichtband nach ES8

daher nicht naheliegend.
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Ein Fachmann wiirde ausgehend von E8 somit ohne jegliche
Motivation nicht in naheliegender Weise sowohl das

Klebemittel als auch die Art des Kleberauftrags andern.

AubBerdem bestehe auch keine Veranlassung, in dem
Dichtband von E8 zudem noch einen anderen Typ von

Membran einzusetzen.

Zwar seien dem Fachmann aus E5 feuchtevariable Folien
bekannt. E5 liefere aber ebensowenig wie E8 einen
Anreiz dafiir, die in E5 beschriebenen feuchtevariablen
Ionomer-Folien anstelle der Membran in dem Dichtband
von E8 einzusetzen. Dies sei auch nicht im Rahmen des
routinemdafligen Handelns naheliegend, denn weder
offenbare E5, dass die darin beschriebenen
feuchtevariablen Folien eine fir ein Dichtband nach ES8
-insbesondere auch bei einem angeblich naheliegenden
vollflachigen Klebstoffauftrag (Merkmal M3) -
ausreichende Dehnbarkeit aufweisen wlirde, noch sei dies

allgemeines Fachwissen.

d) Erfinderische Tatigkeit - ausgehend von E17

Kern der Lehre der E17 sei ein Fensteranschlussband,
das in einer Fuge eingesetzt werde, also in die Fuge
hineingeschoben werden miisse.

E17 betreffe daher ein v6llig anderes Dichtbandkonzept
als Anspruch 1 des Patents, bei dem das Band zum
Abdecken einer Fuge eingesetzt werde. E17 stelle daher

keinen realistischen Ausgangspunkt dar.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von
E17 durch die Merkmale M2, M6, MS8.

E17 liefere keinerlei Anreiz, das Dichtungsband in

Querrichtung dehnbar auszugestalten. Im Gegenteil, E17
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lege nahe, eine Armierung einzusetzen, die gerade einer
Querdehnbarkeit entgegenstehe. Auch in Hinblick auf die
Ubrigen Unterscheidungsmerkmale sei nicht erkennbar,
warum ein Fachmann das Abdichtungsband von E17

entsprechend umgestalten sollte.

e) Bericksichtigung der offenkundigen Vorbenutzung

"Alfa" durch die Einspruchsabteilung

Die Einspruchsabteilung habe in ihrer Anlage zur Ladung
zu Recht darauf hingewiesen, dass die Vorbenutzung
"Alfa"™ nicht ausreichend bewiesen worden sei. Die
Einspruchsabteilung habe daher in der Sache zutreffend
festgestellt, dass nicht belegt worden sei, wie, durch
wen, wann, wo und unter welchen Umstanden die

Vorbenutzung stattgefunden haben sollte.

In Reaktion auf die Ladung habe keine der damaligen
Einsprechenden den Einwand zur erfinderischen Tatigkeit
basierend auf der vermeintlichen Vorbenutzung weiter
substantiiert. Daher habe die Einspruchsabteilung zu
Recht diesen Einwand nicht weiter verfolgt. Somit liege
der Entscheidung keine fehlerhafte Ermessensausiibung

seitens der Einspruchsabteilung zugrunde.

f) Zulassung des Einwands zur erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von der offenkundige Vorbenutzung
"Alfa" (E3 / E9)

Die Beschwerdefiihrerin habe im Einspruchsverfahren
keinen Einwand zu erfinderischen Tatigkeit ausgehend
von E3 erhoben, obgleich sie eine Vielzahl von weiteren
Einwanden zur erfinderischen Tatigkeit vorgebracht

hatte.
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Die Ausfihrungen zur offenkundigen Vorbenutzung Alfa
(E3 / E9) sowie die angebliche Vorbenutzung per se
sollten daher im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen

werden.

g) Zulassung des Einwands zur erfinderischen Tatigkeit

ausgehend von E6

Im Rahmen des Einspruchsverfahrens habe die
Beschwerdefiithrerin eine Vielzahl von Einwdnden erhoben.
Ein Einwand ausgehend von E6 sei von der
Beschwerdefiithrerin im Rahmen des Einspruchsverfahrens
allerdings gerade nicht erhoben worden. Da keine
Veranlassung dafiir bestehe, diesen Einwand erstmals im
Beschwerdeverfahren zu erheben, solle der Einwand nicht

zugelassen werden.

Abgesehen davon sei E6 weniger relevant als E8, da sich
der beanspruchte Gegenstand von E6 durch mehr Merkmale
unterscheide als von ES8.

Ausgehend von E6 unter Berlcksichtigung von E4 und Eb
sei der Gegenstand von Anspruch 1 daher ebenfalls nicht

naheliegend.

h) Zulassung des Einwands zur erfinderischen Tatigkeit

ausgehend von E27

Aus den in Bezug auf den Einwand ausgehend von E6
genannten Grinden solle auch der weitere, erstmals im
Beschwerdeverfahren erhobene Einwand zur erfinderischen
Tatigkeit ausgehend von E27 im Beschwerdeverfahren

unberiicksichtigt bleiben.

Die Einsprechenden III und IV haben sich als weitere
Verfahrensbeteiligte am Beschwerdeverfahren nicht
beteiligt.
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Entscheidungsgriunde

1. Giltige Verfahrensordnung

Die revidierte Fassung der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK 2020) ist am 1. Januar 2020 in
Kraft getreten. Vorbehaltlich der Ubergangsbestimmungen
(Artikel 25 VOBK 2020) ist die revidierte Fassung auch
auf am Tag des Inkrafttretens bereits anhéangige
Beschwerden anwendbar. Im vorliegenden Fall wurde die
Beschwerdebegrindung vor dem 1. Januar 2020 und die
Erwiderung darauf fristgerecht eingereicht. Daher ist
Artikel 12 (4)-(6) VOBK 2020 nicht anzuwenden.
Stattdessen ist Artikel 12 (4) VOBK 2007 sowohl auf die
Beschwerdebegriindung als auch auf die Erwiderung
anzuwenden (Artikel 25 (2) VOBK 2020).

2. Artikel 100 c) EPU

2.1 Anspruch 1 des Patents beruht auf einer Kombination der

Anspriche 1, 4 und 7 wie urspriinglich eingereicht.

GemaR Merkmal M8 des Anspruchs 1 soll das Folienband
positiv dehnbar sein, derart, dass das Folienband (10)
in Querrichtung mit weniger Kraftaufwand sowie mehr

bzw. weiter dehnbar ist als in Langsrichtung.

2.2 Soweit die Beschwerdefilhrerin argumentiert, dass dieses
Merkmal in Anspruch 1 iUber die technische Lehre in
Anspruch 7 wie urspringlich eingereicht hinausgeht, ist

dies nicht iUberzeugend.
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Anspruch 7 wie urspringlich eingereicht lautet:

"Folienband (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Folienband (10)
positiv dehnbar ist,

vorzugsweise derart, dass das Folienband (10) in
Querrichtung mit weniger Kraftaufwand dehnbar ist als
in Langsrichtung,

besonders bevorzugt derart, dass das Folienband (10) in
Querrichtung mehr bzw. weiter dehnbar ist als in

Langsrichtung".

Die Merkmale "weniger Kraftaufwand" und "mehr bzw.
weiter dehnbar" sind im urspringlichen Anspruch 7 nicht
als alternative Merkmale durch ein "oder" verknipft.
Vielmehr definiert der urspriingliche Wortlaut diese
beiden Ausfihrungsformen ihrer zunehmenden Bevorzugung

nach ("vorzugsweise", "besonders bevorzugt").

Bei iUblicher Auslegung eines derartigen Wortlauts
stellt die Gruppe der besonders bevorzugten
Ausfiihrungsformen eine Untergruppe der vorzugsweise

einsetzbaren Ausfihrungsformen dar.

Zudem schlieBen sich die beiden Merkmale nach
Anspruch 7 wie urspriinglich eingereicht nicht
gegenseitig aus. Die Beschwerdefiithrerin argumentiert
diesbeziiglich selbst in Punkt 1.4 der
Beschwerdebegriindung: "... der Umstand, dass ein
Priifkorper in unterschiedlichen Richtungen
unterschiedliche Dehnungsgrenzen aufweist, sagt
grundsatzlich nichts idber die GroRenverhdltnisse der
notwendigen Kradfte flir eine Dehnung aus, solange das
MaB der Krafte nicht in Relation zur Dehnung gesetzt

wird."
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Eine hohere Dehnungsgrenze ("mehr bzw. weiter dehnbar")
schlieRt mithin eine geringere erforderliche Dehnkraft
("weniger Kraftaufwand") nicht als solches aus. Daher
liefert Anspruch 7 wie eingereicht aus technischer
Sicht keinerlei Veranlassung dazu, eine der iblichen
Auslegungen von "besonders bevorzugt" im Kontext wvon
Anspruch 7 wie urspringlich eingereicht von vornherein

auszuschlieBen.

Selbst wenn man die Abfolge der Ausdriicke
"vorzugsweise" und "besonders bevorzugt" je nach
technischem Zusammenhang auch derart auslegen konnte,
dass diese alternative Ausfihrungsformen umfassen (in
Analogie zu beispielsweise: vorzugsweise ein
Benzinfahrzeug, besonders bevorzugt ein reines
Elektrofahrzeug), ware diese weitere mdgliche Leseart
durch den Wortlaut in Anspruch 7 wie urspriinglich

eingereicht lediglich zusatzlich offenbart.

Daher geht Anspruch 1 des Patents nicht lber die
technische Lehre in Anspruch 7 wie urspriinglich

eingereicht hinaus.

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU steht einer
Aufrechterhaltung des Patents daher nicht entgegen.

Artikel 100 b) EPU

Das in Anspruch 1 definierte und entsprechend in

Figur 1 des Patents dargestellte Folienband weist
lediglich ibliche Komponenten auf, die den Fachmann bei
der Zusammenstellung vor keine erkennbaren Probleme
stellen. Dies wird von der Beschwerdefilhrerin auch im
Rahmen ihres Vortrags zur erfinderischen Tatigkeit

entsprechend vorgetragen.
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Der Einwand bezliglich mangelnder Offenbarung weckt
daher keine ernsthaften, durch nachprifbare Fakten
erhartbare Zweifel an der Ausfilhrbarkeit dahingehend,
dass diese bekannten Lagen von der Fachperson nicht zu
einem Folienband gemdB Anspruch 1 zusammengefiigt werden
kénnten (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
10. Auflage, 2022, Kapitel II.C.9.).

Der Einwand der Beschwerdefilthrerin beruht vielmehr auf
einer bestimmten Auslegung des Anspruchs 1, wonach die
in Merkmal M8 des Anspruchs 1 definierte Dehnbarkeit in
Querrichtung nicht erzielt werden kénne, da eine gemal
Anspruch 1 zwingend vorhandene abziehbare Deckfolie,
z.B. in Form eines lblicherweise eingesetzten

Abdeckpapiers, nicht dehnbar sei.

Allerdings wilirde ein Fachmann den beanspruchten
Gegenstand nicht dahingehend verstehen, dass das
Folienband inklusive der abziehbaren Deckfolie dehnbar

zu sein habe.

Dies wird auch von den Ausfilhrungen im Patent
bestatigt, wonach die Dehnung beim Anbringen und im
angebrachten Zustand von Bedeutung ist, um im
angeklebten Zustand einen Ausgleich von Fugenbewegungen
zu bewirken, siehe Absatz [0056] des Patents.

Fiir einen Fachmann mit der Bereitschaft, das Patent zu
verstehen, und nicht mit dem Willen, es misszuverstehen
(a.a.0., Kapitel II.A.6.1.), ist daher unmittelbar
erkennbar, dass sich das Merkmal der Dehnbarkeit auf
ein Folienband wa&hrend seines Einsatzes, also auf das
Folienband im eingebauten oder einzubauenden Zustand
bezieht, bei dem die Deckfolie zumindest teilweise
entfernt wurde. Es mag sein, dass die beanspruchte

Dehnbarkeit im Wesentlichen auf Eigenschaften des
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Vlieses beruht, ohne dass dies im Anspruch explizit
erwahnt ist. Dies kénnte jedoch allenfalls ein im
Einspruchsbeschwerdeverfahren hinzunehmendes Problem
unter Artikel 84 EPU(namlich ein angebliches Fehlen
wesentlicher Merkmale) darstellen, vgl. G3/14, Punkt 55
der Entscheidungsgrinde, ohne dass sich daraus eine
Verpflichtung zur Klarstellung oder gar ein

Ausfihrbarkeitsmangel ableiten lieRe.

Das Merkmal der Dehnbarkeit in Anspruch 1 mag ferner
breit definiert sein, da es kein quantitatives MaB fir
die Dehnbarkeit angibt. Daraus folgt aber nicht, dass
ein Fachmann nicht in der Lage ist, Anspruch 1
technisch sinnvoll unter Bericksichtigung der gesamten

Offenbarung des Patents auszulegen und nachzuarbeiten.

Auch die in Absatz [0058] beschriebene, wvon Anspruch 1
umfasste Ausfihrungsform des Patents, wonach die
Deckfolie nur teilweise entfernt zu werden braucht,

stellt den Fachmann vor keine Probleme.

Zum Einen wurde nicht gezeigt, dass keine in
Querrichtung dehnbaren Deckfolien existieren.

Des Weiteren ist auch kein Grund erkennbar, warum das
Folienband nicht auch schon bei nur teilweise
entfernter Deckfolie in Querrichtung dehnbarer sein
kann, selbst wenn ein Deckpapier wie Silikonpapier
gemal dem Argument der Beschwerdefilhrerin eingesetzt

wirde.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU einer
Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegensteht.
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Erfinderische Tatigkeit ausgehend von ES8
(Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU)

E8 stellt auf ein Dichtband ab, das konzeptionell dem
Folienband gemal Anspruch 1 des Patents &hnlich ist, da
es auf derselben Seite Klebebereiche aufweist, die
jeweils an unterschiedliche Bauteile, wie
beispielsweise Fensterrahmen und Mauerwerk, angeklebt

werden konnen.

Dementsprechend ist es zwischen den
Verfahrensbeteiligten auch unstreitig, dass E8 einen
geeigneten Ausgangspunkt fir die Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit darstellt.

E8 offenbart in Anspruch 1 in Kombination mit den
Absdtzen [0008]-[0009] und [0011]-[0012] unter
Bezugnahme auf Figur 2 ein Dichtband mit einer Membran,
beispielsweise aus Polyethylen, das auf einer Seite
zwel Selbstklebestreifen, beispielsweise aus Butyl-
Kautschuk-Kleber, und auf einer anderen Seite eine
Vliesschicht aufweist. Die in E8 eingesetzte Membran
besteht fiir ein Dichtband flir den Einsatz im
AuBenbereich aus einer diffusionsoffenen
Kunststofffolie und fir den Einsatz im Innenbereich aus
einer diffusionsdichten Kunststofffolie. Die
Selbstklebestreifen sind jeweils mit einer abziehbaren
Folie geschiitzt und dienen zum Ankleben des
Dichtungsbandes an einen Fensterrahmen bzw. an eine

Mauerlaibung.

GemaB Absatz [0014] der E8 kann das Dichtband in
Querrichtung Bewegungen zwischen dem Fensterrahmen und
der Mauerlaibung elastisch aufnehmen, da sowohl die
Vliesschichten (2, 2') als auch die Membran (1)

elastisch dehnbar sind.
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Das Dichtband nach E8 erfillt mithin die Merkmale M1,
M2, M4, M5, M6 und M8 gemal Anspruch 1 des Patents.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von

dem Dichtband von E8 dadurch, dass

- die Selbstklebeschicht vollflachig auf der Unterseite
der Funktionsmembran aufgebrachte ist (Merkmal M3)
und

- die Funktionsmembran durch eine feuchtevariable
Polymerfolie gebildet ist, deren Wasserdampf-
diffusionskoeffizient sich in Abhangigkeit der

umgebenden Luftfeuchtigkeit andert (Merkmal M7).

Das Patent enthédlt keinen Beleg dafiir, dass diese
beiden Unterscheidungsmerkmale zusammen einen Effekt
erzielen, der grdBer als die Summe der technischen

Effekte der Einzelmerkmale ist.

Die beiden von den Unterscheidungsmerkmalen zu
erzielenden Effekte kdonnen daher in Anlehnung an die
Begriindung in Punkt 20.1.2 der angefochtenen
Entscheidung getrennt betrachtet werden und losen
getrennte Teilaufgaben (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage, 2022, Kapitel I.D.
9.3.2).

Der Einsatz einer vollflachig aufgebrachten
Selbstklebeschicht hat den Effekt, dass das Folienband
eine groBfldchige Klebeverbindung ermdglicht. Dies kann
einerseits dazu dienen, die Anbringung zu erleichtern

oder aber die Anhaftung zu verbessern.

Der Einsatz einer feuchtevariablen Polymerfolie als

Funktionsmembran hat die technische Wirkung, dass sich
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der Diffusionswiderstand des Folienbands fir
Wasserdampf (syq—-Wert) in Abhangigkeit der umgebenden

Feuchtigkeit andert.

Die objektiv zu losenden technischen Teilaufgaben

konnen daher darin gesehen werden,

a) ein Folienband mit besserer Haftung and
b) ein Folienband mit universellerem Einsatzspektrum,
also beispielsweise fir den Innen- und

AuBenbereich, bereitzustellen.

Folgt man im vorliegenden Fall des Argumentes willen
der Ansicht der Beschwerdefiihrerin dahingehend, dass
ein Fachmann ausgehend von E8 unter Berilicksichtigung
von E4 (siehe Seite 14, Zeilen 11 bis 25, Seite 15,
Zeilen 1 bis 4, Seite 4, Zeilen 5 bis 19) anstelle
diffusionsundurchlassiger Butylkautschuk-Klebestreifen
eine vollflachige Acrylatkleberschicht in E8 einsetzen
wlirde, um eine bessere Haftung zu erzielen, so ist
nichtsdestotrotz in diesem Fall die Teilaufgabe b) in
nicht naheliegender Art und Weise in Hinblick auf ES8

gelost.

Ahnlich zu den Erfordernissen gemidR Merkmal M8 des
Anspruchs 1 des Patents ist es auch gemal ES8
erforderlich, eine elastische Membran im Dichtband
einzusetzen, so dass das Dichtband Bewegungen zwischen
dem Fensterrahmen und der Mauerlaibung elastisch

aufnehmen kann, siehe Absatz [0014] von ES8.

Diese Notwendigkeit einer elastischen Dehnbarkeit in
Querrichtung des Dichtbandes und damit auch des
Membranmaterials als solches wird durch eine
vollflachig klebende Modifikation des Dichtbandes wvon

E8 noch verstarkt. Denn bei einer vollflachig klebenden
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Ausgestaltung des Dichtbandes verbleibt im eingebauten
Zustand ausschlieBlich der die Fuge Uberspannende Teil
des Dichtbandes, der Bewegungen zwischen dem

Fensterrahmen und der Mauerlaibung elastisch aufnehmen

kann.

Die formale Trennung der Beurteilung der erfinderischen
Tétigkeit in zweil einzelne Teilprobleme bedingt im
vorliegenden Fall daher nicht, dass die jeweilige
Beurteilung des Naheliegens einer Teilldsung vollig
unabhangig von dem technischen Zusammenhang erfolgen
kann, der sich aus der Losung der jeweils anderen

Teilaufgabe ergibt.

In Bezug auf den Einsatz von Dichtbandern offenbart Eb
zwar in Absatz [0007], dass die Austrocknung von
Gebauden weiterhin ein Problem darstellt. Auch weist Eb
in Absatz [0038] darauf hin, dass ein wesentlicher
Vorteil von feuchtevariablen Membranen darin besteht,
dass innen und aulRen die selben Abdichtungsbéander
verwendet werden kdénnen, so dass keine Verwechslungen

mehr zu befliirchten sind.

Allerdings liefert E5 keine Angaben dazu, ob die gemal
Anspruch 1 von E5 aus Ionomerpolymer ausgebildete
Membran ausreichend elastisch ist. Zwar mogen
Polymerfolien in einer fir Membrane uUblichen
Einsatzdicke eine gewisse Dehnbarkeit aufweisen. Daraus
folgt jedoch nicht unmittelbar, dass jede dinne
Polymerfolie eine anisotrope Dehnbarkeit gemal

Anspruch 1 aufweist, die wie in obigem Punkt 4.8
ausgefihrt noch iUber die fir einen Einsatz gemal ES8

erforderliche Dehnbarkeit hinausgeht.

Da ein Ionomer gemal Absatz [0021] von E5 einen vdllig

anderen Polymertyp darstellt als die in Absatz [0009]
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von E8 genannten reinen Polyolefine oder Polyurethane,
liefert E5 auch implizit keinen Anhaltspunkt dafir,
dass die in E5 vorgeschlagenen Ionomere eine die gemal
Absatz [0014] von E8 erforderliche Elastizitdt sogar
Ubersteigende, zur Aufnahme der Bewegungen zwischen dem
Fensterrahmen und der Mauerlaibung bei vollfldchiger

Verklebung notwendige elastische Dehnbarkeit aufweisen.

Daher ist der Einsatz der in E5 beschriebenen
feuchtevariablen Funktionsmembran aus einem Ionomer 1in

einem Dichtband von E8 nicht naheliegend.

Die Beschwerdefiihrerin hat darauf hingewiesen, dass der
erteilte Anspruch keinerlei quantitative Einschrankung
der erforderlichen positiven Dehnbarkeit enthalte, so
dass das breit formulierte Merkmal M8 von jeder diinnen
Polymerfolie (und damit insbesondere auch von der
Ionomer-Folie gemaBl E5) erfiillt werde. Auf eine
explizite quantitative Definition der Dehnbarkeit im
Anspruch kommt es hier jedoch nicht an. Entscheidend
ist, ob der Fachmann die Lehren der Dokumente E8, E4
und E5 gemeinsam in naheliegender Weise beriicksichtigen
wirde. Da bei Ausbildung einer vollflachigen
Klebeschicht gemal E4 hohere Anforderungen an die
Dehnbarkeit resultieren (da nur ein kleiner Bereich der
Membran die Dehnungen aufnehmen kann), vgl. obigen
Punkt 4.8, ist fir den Fachmann nicht offensichtlich,
ob diese hoheren Anforderungen durch die Ionomer-
Membran gemal E5 erfiillt werden konnen, unabhangig
davon, ob diese Dehnbarkeit im Anspruch explizit
genannt wird oder nicht. Ohne Aussagen zur (dann fir
den Einsatz in einem Dichtband gemdB E8 mit zusatzlich
vollflachiger Verklebung gemdRl E4 ausreichenden)
Dehnbarkeit der Ionomer-Membran aus E5 kann eine
derartige Dehnbarkeit der Ionomer-Membran nicht als dem

Fachwissen zugehorig angesehen werden - zumal die
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Beschwerdegegnerin dieses Fachwissen explizit
bestritten hat.

Die Kammer kommt folglich zu dem Schluss, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents ausgehend von E8

nicht naheliegend ist.

Erfinderische Tatigkeit ausgehend von E17

(Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU)

E17 offenbart ein Fensteranschlussband zum Abdichten
der Fuge zwischen einer Gebaudeodoffnung und einem
Fensterstock oder Fensterrahmen, siehe Absatz [0001].
Bei seiner typischen Anwendung gemé&Rl E17 wird das
Dichtband in eine Fuge eingebracht und nicht tUber eine
Fuge geklebt, siehe Figur 3 von El17. Dementsprechend
ist das Band in Bandbreite mit zwei unterschiedlichen
diffusionsvariablen Zonen sowohl fiir die raumzugewandte
Seite 2 als auch flr die der AuRenluft zugewandten
Seite 3 ausgestattet, vgl. Figuren 3 und 11; Absatze
[0024], [0025].

E1l7 betrifft daher ein Dichtband fir einen anderen

Einsatzzweck als das Patent.

In der als Anlage zur Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefliigten Mitteilung gemaB Artikel 15(1) VOBK 2020
teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorlaufige
Einschatzung des der Beschwerde zugrundeliegenden
Sachverhalts mit, wonach E17 als Ausgangspunkt weniger

realistisch sei als ES8.

Ferner gab sie zu Bedenken,
- dass sich das Band bei einem nach E17
bestimmungsgemalen Einbau nicht quer zum

Bandverlauf sondern in Dickenrichtung dehnen miisse,
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- dass E17 keinerlei Anreiz liefere, eine positive
Dehnbarkeit fiir ein in eine Fuge einzubringendes
Dichtband zur L&sung der von der Beschwerdefilhrerin
definierten Aufgabe in Erwdgung zu ziehen. Vielmehr
fithre der in Absatz [0017] beschriebene Einsatz
einer Armierung den Fachmann davon weg, das Band in
Querrichtung dehnbar auszugestalten,

- dass es flir einen Fachmann zur Weiterentwicklung
eines Dichtbands nach E17 keine Veranlassung gebe,
E6 in Betracht zu ziehen. Flir ein Dichtband zum
Einbringen in eine Fuge zwischen Mauerwerk und
Fensterstock nach E17 bestiinden schlieflich andere
Anforderungen als fiir ein Dichtband, das zum
Uberkleben einer Gebidudefuge nach E6 (siehe
Figur 4) diene, und

- dass kein Uberzeugender Grund dafir aufgezeigt
worden sei, warum ein Fachmann ausgehend von Figur
11 in E17 ein Vlies auf der Oberseite der
Funktionsmembran aufbringen sollte. E17 offenbare
dazu in Absatz [0017] lediglich, dass ein Vlies als
Armierungsmittel in den diffusionsvariablen Zonen 2

und 3 eingebunden werden konne.

Diese in der Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK 2020
dargelegte Auffassung der Kammer wurde von der
Beschwerdefiithrerin im weiteren Beschwerdeverfahren

nicht mehr in Frage gestellt.

Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, von dieser
Ansicht abzuricken, und kommt zu dem Schluss, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents ausgehend wvon

E17 nicht naheliegend ist.
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Berlcksichtigung der Vorbenutzung "Alfa" basierend auf

E9 und Anlagenkonvolut E3 im Einspruchsverfahren

Beurteilung der Ermessensausibung der

Einspruchsabteilung

Die in Bezugnahme auf E9 und das Anlagenkonvolut E3
behauptete Vorbenutzung "Alfa" wurde im
Einspruchsschriftsatz von der damaligen

Einsprechenden I im Rahmen eines Einwandes zur
erfinderischen Tatigkeit geltend gemacht. Zudem verwies
die Einsprechende III in ihrem Einspruchsschriftsatz
auf diesen Einwand, allerdings ohne weitere Argumente

oder Beweismittel vorzulegen.

Die offenkundige Vorbenutzung "Alfa" wurde von der
Patentinhaberin im Einspruchsverfahren in ihrer
Erwiderung auf die Einspriche in Punkt IX.2 allgemein

bestritten.

Die Erwiderung auf die Einspriche seitens der
Patentinhaberin erfolgte zwar in Reaktion auf die
Mitteilung nach Regel 79 (1) EPU vom 14.02.2019 nicht
innerhalb der darin gesetzten Frist von vier Monaten,
sondern erst verspatet und nach Ablehnung der

Fristverlangerung gemal der Mitteilung vom 03.07.2017.

Allerdings stellen Ausfihrungen, die sich allein mit
bereits vorgebrachten Tatsachen (einschlieBlich
etwaiger Beweismittel) auseinandersetzen, als solche
kein Vorbringen neuer Tatsachen dar, siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage,
2022, Kapitel IV.C.4.6.1.

Des Weiteren hatte die Einspruchsabteilung sich ohnehin

eine Meinung zu den von den Einsprechenden
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vorgebrachten Argumenten zu bilden und somit zu prifen,
ob die behauptete Vorbenutzung "Alfa" gemal den
Vorgaben der standigen Rechtsprechung (siehe

nachfolgenden Punkt 7) vollstadndig bewiesen wurde.

Die Einspruchsabteilung vertrat gemal den Ausfiihrungen
in Punkt 10.3 ihrer vorlaufigen Stellungnahme im Anhang
zur Ladung zur mindlichen Verhandlung
("Ladungsbescheid") zwar die Meinung, dass die
Vorbenutzung ausreichend substantiiert sei. In den
Punkten 10.4 und 10.17 des Ladungsbescheids gab sie
jedoch zu bedenken, dass die behauptete Vorbenutzung

"Alfa" nicht ausreichend bewiesen sei.

Insbesondere in Punkt 10.4 des Ladungsbescheids wird
seitens der Einspruchsabteilung durch Unterstreichung
hervorgehoben, dass die Vorbenutzung "Alfa" nicht
ausreichend bewiesen wurde. Zudem stellte die
Einspruchsabteilung die Verknipfung der einzelnen
Anlagen von E3 in Frage. Zu den fir eine behauptete
Vorbenutzung iblicherweise zu klarenden Fragen "wann,
wo, wie und durch wen" (siehe auch den folgenden
Punkt 7) hat die Einspruchsabteilung keine konkreten

Aussagen getroffen.

In Reaktion auf den Ladungsbescheid, insbesondere auch
im Rahmen der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung, wurde die behauptete offenkundige
Vorbenutzung "Alfa" von keiner der noch am Verfahren
beteiligten Einsprechenden mehr adressiert, obwohl die
Einspruchsabteilung in Punkt 10.17 des Ladungsbescheids
die Vorbenutzung "Alfa" als ein erfolgsversprechendes
mbégliches "Sprungbrett" flir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit angesehen hatte, sofern sie

denn ausreichend bewiesen ware.
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Die Beschwerdefiilhrerin als alleinig an der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung teilnehmende
Einsprechende identifizierte eine Vielzahl von
Ausgangspunkten fir ihre Angriffe zur erfinderischen
Tatigkeit, nédmlich die Dokumente E5, E8, E17 und E47.
Jedoch wahlte sie gerade nicht die behauptete
offenkundige Vorbenutzung "Alfa" als Ausgangspunkt.

Der Angriff ausgehend von der behaupteten offenkundigen
Vorbenutzung "Alfa" gemal E3 ist daher im
Einspruchsverfahren trotz des klaren Hinweises der
Einspruchsabteilung in ihrem Ladungsbescheid von den
verbleibenden Einsprechenden nicht weiter aktiv
verfolgt und insbesondere nicht abschlieBend bewiesen

worden.

Die Einspruchsabteilung hat entsprechend dem weiteren
Vorbringen der Einsprechenden in Reaktion auf die
Zustellung des Ladungsbescheids die Angriffslinie
ausgehend von der behaupteten Vorbenutzung nach E3
aufgrund der mangelnden Beweisfithrung nicht von Amts
wegen weiter verfolgt. Dazu ist die Einspruchsabteilung
auch weder verpflichtet noch ohne weiteres in der Lage,
da es sich bei einer geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzung um einen Einwand handelt, bei dem
kontradiktorische Verfahrensgrundsatze zu beachten

sind.

Es obliegt vielmehr den Verfahrensbeteiligten gemal dem
Beibringungsgrundsatz (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage, 2022, Kapitel
IIT.G.3.2.7)), also im vorliegenden Fall jeder
einzelnen Einsprechenden, einen von ihr als zielfihrend
betrachteten Einwand im Detail zu belegen. Dies gilt
umso mehr fir eine behauptete Vorbenutzung, da zu den

flir deren Beweis relevanten Informationen lediglich die
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an der Vorbenutzung beteiligten Firmen Zugang hatten,
und nicht die Einspruchsabteilung (a.a.0., Kapitel
ITT.G.4.3.2. b)).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin liegt
der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf die
Verfahrensfiihrung daher keine fehlerhafte

Ermessensausiibung der Einspruchsabteilung zu Grunde.

Berlicksichtigung der Vorbenutzung "Alfa" in der

angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung

In dem den Sachverhalt und die Antrage
zusammenfassenden Teil ist Punkt 5 der Entscheidung zu
entnehmen, aus welchen Griinden die Einspruchsabteilung
den Einwand zur erfinderischen Tatigkeit ausgehend wvon
E3 nicht als lberzeugend angesehen hat, namlich
aufgrund der Feststellung, dass die behauptete

Vorbenutzung nicht bewiesen wurde.

Zwar steht die Bezugnahme auf den Ladungsbescheid und
die darin vertretene Auffassung zu E3 formal nicht an
der richtigen Stelle in der Entscheidung, namlich nicht
in den Entscheidungsgriinden. Dies andert aber nichts an
der daraus unmittelbar zu entnehmenden Schlussfolgerung
seitens der Einspruchsabteilung in Bezug auf die

behauptete Vorbenutzung.

Auch bestand aus Sicht der Einspruchsabteilung keine
Veranlassung, der im Ladungsbescheid bereits
festgestellten mangelnden Bewiesenheit der behaupteten
Vorbenutzung etwas hinzuzufiigen, da die im Verfahren
weiterhin verbleibenden Einsprechenden in Reaktion auf
den Ladungsbescheid diesbeziiglich nichts mehr erwidert

und den Angriff zur erfinderischen Tatigkeit ausgehend
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von E3 auch wahrend der mindlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung nicht mehr aufgriffen haben.

Der von der Beschwerdefilhrerin in Punkt 5 der
Beschwerdebegrindung vorgebrachten Argumentation kann
man zudem entnehmen, dass die Beschwerdefiihrerin auch
verstanden hat, welches die Grinde fir die
Nichtbericksichtigung der behaupteten Vorbenutzung

waren.

Es liegt daher auch keine fehlerhafte Begriindung der

angefochtenen Entscheidung vor.

Substantiierung der Vorbenutzung Alfa Fultra-2

Das Argument der Beschwerdefiihrerin, wonach dem Vortrag
der ehemaligen Einsprechenden I nichts hinzuzufigen
sei, was der Vorbenutzung an Substantiierung fehlen

konnte, ist nicht lberzeugend.

Im Falle einer behaupteten Vorbenutzung miissen gemalB
standiger Rechtsprechung die folgenden Sachverhalte im
Detail und zweifelsfrei geklart werden, siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage,
2022, Kapitel I.C.3.2.4. a):

i) der Zeitpunkt der Benutzung
(d. h. wann die Benutzungshandlung stattfand),
ii) Gegenstand der Benutzung
(d. h. was der Offentlichkeit zugadnglich gemacht
wurde) und
iii) die Umstande der Benutzungshandlung
(d. h. wo, wie und durch wen der Gegenstand der
Benutzung der Offentlichkeit zugidnglich gemacht

wurde) .
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Diese Fragen wurden im Rahmen des Einspruchsverfahrens
nicht abschlieBend erdrtert. Vielmehr hat die
Einspruchsabteilung durch Unterstreichung in den
Ausfiihrungen in Punkt 10.4 des Ladungsbescheids
hervorgehoben, dass die Vorbenutzung "Alfa" nicht

ausreichend bewiesen wurde.

Selbst wenn man der Argumentation der
Beschwerdefiithrerin dahingehend folgt, dass die
einzelnen Anlagen von E3 das gleiche Dichtband Alfa
Fultra-2 betreffen und dass dieses Dichtband bis auf
Merkmal M3 alle Merkmale des Anspruchs 1 des Patents
verwirklicht, sind nichtsdestotrotz nicht alle ibrigen
fiir eine behauptete Vorbenutzung zu klarenden Fragen

hinreichend beantwortet.

Die Kammer stellt beispielsweise fest, dass die
Lieferscheine E3-2 und E3-3 zwar eine Lieferung von
Dichtbédndern von der Firma Bosig an die Firma Alfa im
Juni 2012 wahrscheinlich erscheinen lassen. Allerdings
wurde im Rahmen des Einspruchsverfahrens nicht geklart,
in welchem Vertragsverhaltnis die Firma Bosig und die
Firma Alfa zum Zeitpunkt der Lieferung zueinander
standen, insbesondere fehlen Ausfiihrungen dazu, ob eine
Verschwiegenheitserklarung zwischen diesen Firmen
bestand. Da die Umstande der angeblichen Vorbenutzung
nicht ausreichend geklart wurden, ist nicht iberzeugend
belegt, dass die Dichtbander durch eine Lieferung im
Juni 2012 tberhaupt der Offentlichkeit zuginglich

gemacht wurden.

Der Umstand, dass die Ware gemal den Angaben in den
beiden Lieferscheinen E3-2 und E3-3 explizit in
neutralen Kartons verpackt wurde (vgl. den Hinweis
"Ansonsten neutrale Kartons !!!"™ auf den

Lieferscheinen) lasst den Verdacht aufkommen, dass die
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bestellte Ware zu diesem Zeitpunkt nicht unmittelbar
fir die weitere Offentlichkeit identifizierbar sein
sollte und daher dieser gerade nicht zuganglich gemacht

werden sollte.

Ein Beleg daflir, dass ein Dichtband vom Typ "Alfa" von
der Firma Alfa an ein Mitglied der Offentlichkeit vor
dem Anmeldetag (29. Juli 2012) des Patents
weiterverkauft wurde, also innerhalb von sechs Wochen
nach der Lieferung der Dichtbander von Bosig an Alfa,
liegt nicht vor. E9 ist dafiir kein Beleg, denn ein
Screenshot der Webseite der Firma Alfa vom 21. Juli
2016 belegt nur, dass ein entsprechendes Dichtband
Jahre nach dem Anmeldetag Endkunden zum Verkauf
angeboten wurde. Auch in der eidesstattlichen

Versicherung E3-4 findet sich dazu kein Anhaltspunkt.

Die behauptete Vorbenutzung wurde daher, wie bereits
von der Einspruchsabteilung allgemein festgestellt,

nicht ausreichend bewiesen.

Zulassung des Einwands zur erfinderischen Tatigkeit

ausgehend von E3

Da die behauptete Vorbenutzung "Alfa" nicht ausreichend
bewiesen wurde, erilbrigt sich eine weitere Diskussion
dieser alternativen Angriffslinie zur erfinderischen
Tatigkeit ausgehend von E3 sowohl in Hinblick auf die
Zulassung des Einwands in diesem Beschwerdeverfahren

als auch in der Sache.
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Zulassung der weiteren Einwdnde zur erfinderischen
Tatigkeit ausgehend von E6 bzw. E27 (Artikel 12(4) VOBK
2007)

In der Beschwerdebegrindung bzw. im Schreiben vom 19.
Mai 2021 erhob die Beschwerdefiihrerin erstmals jeweils
einen Einwand zur erfinderischen Tatigkeit ausgehend

von E6 bzw. E27.

Artikel 12(4) VOBK 2007 stellt es in das Ermessen der
Kammer, Tatsachen, Beweismittel oder Antrage nicht
zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren

hatten vorgebracht werden kdnnen.

Bei der Ausibung ihres Ermessens beriicksichtigt die
Kammer unter anderem, ob der neu vorgebrachte Einwand
nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatte
vorgebracht werden konnen (und sollen), und ob er zudem

prima facie relevant ist.

Obwohl im Einspruchsverfahren eine Vielzahl von
Ausgangspunkten fir die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit von den sechs Einsprechenden identifiziert
wurde, wurde kein Einwand zur erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von E6 bzw. E27 im Einspruchsverfahren

vorgebracht.

Soweit die Beschwerdefiihrerin argumentiert, die
Einspruchsabteilung hatte aufgrund der klar erkennbaren
prima facie Relevanz von E6 sogar von Amts wegen einen
Einwand erheben miissen, so ist dies - die Richtigkeit
dieser Behauptung unterstellt - jedoch eher ein
weiterer Beleg flir die Annahme, dass dieser Einwand
bereits im Einspruchsverfahren zumindest von einer der
Einsprechenden ohne weiteres hatte vorgebracht werden

konnen und missen.
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Zudem hatte die Einspruchsabteilung in Punkt 10 ihres
Ladungsbescheids zu der Vielzahl von Einwanden in Bezug
auf die erfinderische Tatigkeit detailliert Stellung
genommen und damit den Verfahrensbeteiligten einen
klaren Hinweis gegeben, ob ihre jeweiligen Einwande
erfolgsversprechend erschienen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte es daher bereits

hinreichende Veranlassung gegeben, gegebenenfalls

weitere Angriffslinien vorzubringen.

Die Beschwerdefilhrerin als alleinig an der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung teilnehmende
Einsprechende identifizierte eine Vielzahl von
Ausgangspunkten fir ihre Angriffe zur erfinderischen
Tatigkeit, nadmlich die Dokumente E5, E8, E17 und E47.

Gemal dem bereits oben zitierten Beibringungsgrundsatz
hatte es der Beschwerdefihrerin unabhangig von der An-
oder Abwesenheit weiterer Verfahrensbeteiligter
oblegen, jeden von ihr als zielfihrend betrachteten

Einwand im Detail zu belegen.

Nichtsdestotrotz identifizierte die Beschwerdefiihrerin
im Rahmen der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung weder E6 noch E27 als Ausgangspunkt

fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit.

Das Vorbringen neuer Angriffslinien ist nicht Sinn und
Zweck des Beschwerdeverfahrens, das der Uberpriifung der
angefochtenen Entscheidung dient, wodurch dem
Unterlegenen die Moglichkeit gegeben wird, die ihm
nachteilige Entscheidung anzufechten und ein
gerichtliches Urteil idber die Richtigkeit einer
erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken. Somit ist

der faktische und rechtliche Rahmen des
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Einspruchsverfahrens weitestgehend fir das weitere
Beschwerdeverfahren bestimmend (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage, 2022, Kapitel V.A.
5.2.1). Das Beschwerdeverfahren dient insbesondere
nicht dazu, das Einspruchsverfahren unter
Berlicksichtigung neuer Angriffslinien fortzufihren oder

gar neu aufzurollen (a.a.0., Kapitel V.A.5.11.1).

Zudem sind die neuen Angriffslinien auch nicht prima

facie relevant.

Die auf E6 beruhende Argumentationslinie identifiziert
genau dieselben Unterscheidungsmerkmale zu Anspruch 1
wie in Bezug auf E8. Zusatzlich sind aber weitere
Uberlegungen seitens des Fachmanns anzustellen, da
gemal E6 die Selbstklebeschicht nicht auf der Membran,
sondern auf dem Vlies angebracht ist, siehe Punkt 3.4

der Beschwerdebegrindung.

Der Umstand, dass E6 Acrylat-Dispersions-Kleber nennt
und damit naher an der Lehre der E4 liegt, andert daran
zundchst nichts, denn zu berilicksichtigen ware fir die
Wahl eines geeigneten Ausgangspunkts zur Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit des im Patent
beanspruchten Gegenstands vielmehr, ob E6 naher am
beanspruchten Gegenstands des Patents liegt als ES8.

Dies ist aber prima facie gerade nicht der Fall.

Bei der in dem Dichtband nach E27 eingesetzten
Tragerschicht handelt es sich gemaBl Anspruch 1 um ein
offenporiges Textilmaterial oder eine Papierschicht.
Das Dichtband nach E27 umfasst daher keine
feuchtevariable Funktionsmembran nach Anspruch 1 des
Patents. Zudem wird flir dieses Dichtband nicht
offenbart, dass es die von Anspruch 1 erforderliche

Dehnbarkeit aufweist. Die von der Beschwerdefihrerin
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postulierte prima facie Relevanz ist daher ebenfalls

nicht erkennbar.

In Ausibung ihres Ermessens gemal Artikel 12 (4) VOBK
2007 lasst die Kammer daher die neuen Einwadnde zur
erfinderischen Tatigkeit ausgehend von E6 und E27 nicht

in das Verfahren zu.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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